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Ref: Expediente No. 04-061.815

Solicitud de Patente de Invencién denominada “SISTEMA Y
METODO PARA FILTRAR Y ORGANIZAR ITEMS
BASADOS EN ELEMENTOS COMUNES”

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Darlo Cardenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi
condicién de apoderado de la sociedad MICROSOFT CORPORATION solicitante de la
patente de invencién mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva proceder
con el examen de patentabilidad de esta patente.

Para tal fin adjunto el Recibo oficial No. 06-42.490

Atentamente,

Dario Cérdenas Navas \]Qq
C.C 17.066.629 de Bogotd , ' -

T.P. 1.250 C.S.J. bay”
Fol No P-266A
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 04-061815

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCI N
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 559
DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los sels (8) meses sigulentes a partir de la fecha de publicacién
en |la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO__ X

Bogota D.C., Abril de 2007
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Abogado:

Dario Cardenas Navas

Apoderado

ASUNTO:
Radlcaclén 04-61.815
Trémite 002
Evento 001
3‘;‘;:";,‘: 430 v e 07926
Follos 006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a o establecido por el articulo
45 de la Decislon 486 de ia Comislén de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripclén: Follos: _87_a _184 _ como se radicd inicialmente
Follos a '

1.2. Relvindicaclones: Follos_165_a _205_ como se radicé iniclaimente
Folios a

1.3. Dibujos: Folios_207_a_248_ como se radicd Inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 510 no se presentaron oposiciones por parte
de terceros.

1.5 _Prioridad: Folios: a

2. Objeto de la Invencién

Segin la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte 6gico
(programa) para filtrar y organizar [tems con base en los elementos comunes, reivindicado
en la forma de métodos, medios legibles por computador y sistemas.

De ofra parte, el pliego reivindica: en un sistema de computador que tiene una pantalla y
una memoria para almacenar [tems con propiedades de metadatos, un método de filtrar
los elementos, relacionado en las reivindicaclones 1 a 11; un medio legible por
computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un
método para fittrar items con propiedades de metadatos que se representan sobre una
pantalla, relacionado en las relvindicaciones 12 a 19; un sistema para filtrar elementos,
relacionado en las reivindicaciones 20 a 22, 24 a 26; en un sistema de computadora que
tiene una pantaila y una memoria para almacenar ltems con propledades de metadatos,
un método de filtrar los elementos, relacionado en las reivindicaciones 27 a 32; un medio
legible por computador que tlene componentes ejecutables por computador para
implementar un método para flitrar items en un sistema de computador, relacionado en las
reivindicaciones 33 a 37; en un sistema de computador que tiene una pantalla y una
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memoria para elementos, un método de visualizar tems selecclonados, relacionado en las
reivindicaciones 38 a 45; un medio legible por computadora que tiene componentes
ejecutables por computadora para Implementar un método para visuallzar elementos,
relacionado en las reivindicaciones 46 a 50; un sistema para visuallzar items
selecclonados, relacionado en las relvindicaciones 51 a 55; en un sistema de computadora
con una pantalla y una memoria para almacenar elementos, un método para presentar
colecclones de elementos, relacionado en las reivindicaclones 58 a 63; un medio legible
por computadora que tlene componentes ejecutables por computadora para implementar
un método para presentar colacciones de elementos, relacionado en las relvindicaclones
64 a 69; un sistema para presentar colecciones de elementos, relacionado en las
reivindicaciones 70 a 72; un sistema de computadora que tiene una pantalla y una
memoria para almacenar fflems con propiedades de metadato, un método para filtrar
elementos, relacionado en las reivindicaciones 73 a 85; un medio legible por computadora
que tiene componentes ejecutables por computadora para Implementar un método para
filtrar [tems con propiedades de metadatos que se representan en una pantalla,
relacionado en las relvindicaciones 86 a 93; un sistema para filirar elementos, relacionado
en la relvindicacion 94; un sistema de computadora que tiene una pantalla y una memoria
para aimacenar ltems con propledades de metadato, un método para filtrar elementos,
relacionado en las relvindicaclones 103 a 115; un medio legible por computadora que tiene
componentes ejecutables por computadora para implementar un método para filtrar iftems
con propledades de metadatos que se representan en una pantalla, relacionado en las
reivindicaciones 116 a 123; un sistema para filtrar elementos, relacionado en las
reivindicaclones 124 a 132.

Segun la IPC |a clasificacién del objeto reclamado es GOBF 17/30.
3. Claridad de la solicitud de Patente
3.1 Descripcidn (articulo 28 D. 486)

La descripcion calificada presenta ermores de trascripcién, redaccion y traduccion, que
Inciden en la claridad de la exposicidn; para llustrar nuestras afirnaciones a continuacion,
s6 suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hard una
lista detallada ya que serfa una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones y no se
pretende que se hagan correcclones porque no van a incidir en el resultado definitivo.

Entre el Gitimo parrafo del folio 89 y el primero del 90 no existe ninguna concordancia,

pues faltan unos pamrafos de las paginas 2 y 3 del documento que se allegé como del
PCT.

En la linea 2 del folio 90 se afima que, “... haciendo clip en un autor...”, lo cual no es
concordante con la realidad.

3.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 488)

Las reivindicaciones 1, 12, 20, 27, 33, 38, 48, 51, 56, 64, 70, 73, 86, 94, 103, 116, 124 y
sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribucién
técnica al arte; no presentan la estructura de predmbulo y parte caracterizante
comunmente usada, ya que, aflmaciones tales como: “el método comprende™ “en donde”,
“comprende”, “que comprende adicionalmente”, etc. no son sinénimos de “caracterizado
por”.

Adicionalmente, las relvindicaclones 1, 27, 38, 56, 73 y 103 no son claras porque frases
tales como, “en un sistema de computador(a)... un método para (de)...", “un sistema de
computadora... un método para filirar...", provocan ambigledad en la deflniclén del
alcance de la proteccién que se deberia tratar de lograr, al mezclar el uso de medios
técnicos con secuencias de procesamiento de informacién (datos).
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Las relvindicaciones 1a11,13a18,23,27a32,34a37,38a45,47a50,56a63,65a
89, 73a 85, 87 a 93, 95a 102, 103 a 115, 117 a 123, 125 a 132 presentan como pasos de
"métodos”, secuencias para procesamiento de Informacién (datos) efectuada por
computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 12, 33, 48, 64, 86, 116 no definen ni un producto ni un procedimiento
sino que hacen relacion explicita a "componentes” (instrucclones) ejecutables por
computador o uso de medios técnicos para procesar informacién; de otro lado, sus
dependientes respectivas hacen referencia a métodos para procesar informacion, lo cual,
no se permite.

Las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 no tienen sustento descriptivo porque los sistemas
se redactaron en términos del uso de los componentes fisicos de un sistema informético
convencional para filtrar elementos alimacenados en una memoria Instrucciones de manejo
de un sistema de archivos que, fisicamente, no se modificd en ningdn sentido, lo cual, no
se permite. Adicionalmente, las dependientes 23, 85 a 102, 125 a 132 no tienen enlace
légico con su correspondiente independiente porque NO aclaran o delimitan una
caracteristica de estructura o de funcién de los "sistemas” o productos a los que hacen
referencia, sino que se desvian a pasos de “métodos”, que no son caracteristicas que
puedan distinguir un producto.

Por ultimo, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una
reivindicacién independiente por cada categoria seguida, cada una de ellas, por una o més
dependientes; se puede admitir mis de una independienta por cada categoria, slempre y
cuando NO sea posible definir la solucién en una sola reivindicacién y que se cumpla una
de las condiclones sigulentes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una
cemradura © un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacién o mezcla que lo contenga.

¢. se refieran a dos procedimientos que, por caminos andlogos, permitan llegar al mismo
producto final.

Las reivindicaciones 1, 12 y dependientes; 20, 21, 23 a 26; 51 a 55; 70 a 72
respectivamente NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, ademés, se
relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definicién de
la materia que se trata de proteger y a algunos térmminos alli incluldos, por estas razones el
pliego no es conciso.

Aln mas, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca

proteccién y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccién.

Por lo antes expuesto, se concluye que las relvindicaclones calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueitas en conjuncién con las
de los puntos 4 y 5. de adelante.

4. Unidad de Invencién (articulo 25 D 488):

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, seis grupos de
reivindicaclones no enlazadas por un concepto comun e inventivo, asl:
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Un primer grupo o integran las relvindicaclones 1 a 26 dirigidas a método, medio legible
por computador y sistema para filtrar elementos.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 27 a 37 enfocadas en un método y
medio legible por computador para filtrar elementos, diferente del precedente.

El tercero grupo son las reivindicaciones 38 a 56 relaclonadas a un método, medio legible
por computador y sistema para visuallzar items o elementos seleccionados.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 56 a 72 enfocadas en un método,
medio leglble por computador y sistema para presentar colecciones de elementos.

El quinto grupo son las relvindicaclones 73 a 102 relativas a un método, medio legible por
computador y sistema para fittrar elementos con un érea de filtro en la pantalla.

El ultimo grupo son las reivindicaciones 103 a 132 relativas a un método, medio legible por
computador y sistema para filtrar elementos que modifica los objetos de visualizacién.

En consecuencla, el interesado deberd sefialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en este expediente para su calificacién definitiva; asimismo, debe
limitar la solicitud a una Unica invencién mediante el corte o la separaclén comespondiente
de la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos de 1a original o inicial. Se advierte que
de no cumplirse el requerimiento, la oficina podra hacerio Gnicamente para el primer
grupo.

Si el solicitante decide presentar una o méas divisionales, cada una de ellas debera separar
o cortar de (a original los componentes de cada solicltud, es declr, la descripcién, las
reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una Unica
invencion.

5. Requisitos de patentabilidad (articulo 14 D 486)

De acuerdo a lo pertinente, |a oficina estableclé que un producto debe revestir una forma
tangible y ser definido o blen por las caracteristicas de estructura o bien por las
caracteristicas de funcién entre los componentes de una estructura y, ias relvindicaclones
de procedimiento (método) deben definiro mediante una secuencia de etapas (pasos)

que conduzcan a la fabricacidén de un producto.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidents que las relvindicaclones de
procedimiento (método) 1, 27, 38, 56, 73, 103 y sus dependientes NO exponen etapas
(pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto sino que ellas relacionan
unas secuencias légicas de procesamiento de informacién (datos), razén por la que dichas
reivindicaciones no se podréan tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 y sus dependientes de “sistema” o
producto NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos de secuencias
I6gicas de procesamiento de datos, del uso de medios técnicos para procesar informacioén
o datos y, se salen del tema pues hacen referencla a métodos, navegadores,
visualizadores y NO se definleron mediante caracteristicas técnicas de estructura o de
funcién que definieran la solucion al problema técnico que, presuntamente, resuelve la
solicitud, motivo por el que dichas reivindicaciones no se podréan tener en cuenta en lo
sucesivo.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que
revista una forma tanglble se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como 36
ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, uno o mas
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componentes del mismo o en que secuencia se procesan.
6. No es una Invencién (articulo 15 D 4886 literal ))

La legislacidn vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende:
“la expresién de un conjunto de instrucclones mediante palabras, cddigos, planes o en
cualquler otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es
capaz de hacer que un ordenador — un aparato electrénico o similar capaz de elaborar

informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resuitado”.

Acorde a la practica comin seguida, la oficina considera y considerara como soporte
I6gico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias idgicas de procesamiento de informacién y/o datos,
las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque asl lo
permite la norma, (... o en cualquler otra forma que, al ser jncorporadas en un
dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado
resultado), sino porque téchicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 12, 33,
46, 64, 86, 118 y sus respectivas dependientes explicitamente, afirman que, “...un medio
legible por computador(a)... para implementar (programar) un método...”, lo cual,
evidencia claramente, que no se cumple lo establecldo por el inciso e) del citado articulo
15.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 27, 38, 56, 73, 103 y sus respectivas
dependlentas, relacionan secuencias logicas de procesamiento de datos que coinciden
con las correspondientes del grupo precedente, por lo que se consideran soporte légico
como tal.

Por ditimo, ios “slstemas”, de las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 y sus dependieites
tal como se relvindican, relaclonan unas secuencias légicas para procesamiento de
informacién (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el
“ambiente” de computacién, de implementacion convencional ilustrado en la figura 1 junto
con su descripcion correspondiente. Aln méds, las dependientes 23, 95 a 102, 125 a 132
hacen referencia a pasos de métodos para procesar informacién o secuencia para tal
procesamiento por uso de medios técnicos.

Por los motivos anteriores, se considera que las relvindicaclones no cumpien las
disposiciones del Inciso e) del citado articulo 15.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articulo 21 D 486)

Puesto que lo solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos no
solo en el arte sino en general, por 10 que se denominan convencionales, o de partes de
ellos, que en este caso consiste en el uso, de un computador personal convencional que
incluye una unidad de procesamiento, una memoria, teclado, etc. que puede estar
conectado a otro{s) computador{es), cada uno de los cuales Incluye los mismos
componentes ya citados y, porque ademéas, de forma explicita asl se afirna en ila misma
descripcién (ver folio de 106 en adelante), se considera que el pliego afecta las
disposiciones del citado articulo 21 de la Decisién 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:
a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21, 25 y 30,

razones por las que no es posible continuar la callficacién del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos
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razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, sl el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante,
que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podré,
en ningin caso, implicar una_ampliacién de la proteccidn que comesponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud Inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de
la Decision 488.

De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripclén hay sustento para lo que se
presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dfas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicaclén. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para ia concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la resolucién
reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra él no procede
recurso alguno en la via gubemativa.

“M.&
CLARA DE pAIME
Jefe de Divisipn de Nuevas Creaciones (E)

El anterlor requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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